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WYBRANE ZAGADNIENIA OCHRONY ZNAKU TOWAROWEGO
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SELECTED ASPECTS OF TRADEMARK PROTECTION IN POLISH LAW

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawione
zostaty najwazniejsze zagadnienia zwigzane z
ochrong znaku towarowego, na czele z pro-
blematyka prawa ochronnego na znak towa-
rowy oraz roszczen wynikajgcych z jego naru-
szenia. Rozwazono nature i tre$¢ prawa
ochronnego na znak towarowy w polskim
ustawodawstwie. Dalej zostata przeprowadzo-
na analiza naruszen prawa ochronnego ze
szczegdlnym uwzglednieniem przystugujgcych
uprawnionemu z tej racji roszczen. Przemysle-
nia w tym zakresie uzupetniono wnioskami
prawnoporéwnawczymi, odnoszacymi sie do
orzecznictwa polskiego. Rozwazania  oparto
przy tym przede wszystkim na regulacji zawar-
tej w ustawie Prawo wifasnosci przemystowej
z dnia 30 czerwca 2000 r. Z uwagi na rozmiar
i charakter pracy, pominieto w zasadzie przepi-
sy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
z dnia 16 kwietnia 1993 r., ktére sg fundamen-
tem tzw. uzupetniajgcej ochrony znakow towa-
rowych. Ponadto uwage skupiono przede
wszystkim na zagadnieniach materialnopraw-
nych, raczej nie wchodzac w tematyke praw-
NopProcesowa.
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Abstract. In this study | present the main
issues related to the protection of the trade-
mark, with the main fokus on the problems of
the right of protection for a trademark and
the claims resulting from its infringement. |
consider the nature and content of the right
of protection for a trademark in the Polish
legislation. Further analysis was carried to
stress out the violations of the right of protec-
tion with special emphasis entitled to the
holder of this reason claims. The reflections
have been supplemented with comparative
law conclusions , relating to Polish law. Con-
siderations were based primarily upon the
regulation contained in the Act of Industrial
Property Law of 30 June 2000. Due to the size
and nature of the work, the principle of the
provisions of the Law on Unfair Competition
of 16 April 1993., which are the foundation of
the so-called supplementary protection of
trademarks are not included. In addition,
attention was paid mainly to substantive
issues, rather than not going into the subject
of the law-processing.
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Wybrane zagadnienia ochrony znaku towarowego w prawie polskim

WPROWADZENIE

Powszechnym elementem we wspdtczesnym obrocie gospodarczym stat
sie znak towarowy. Nie ulega watpliwosci zwtaszcza doniosta rola znaku to-
warowego jako srodka przyciggajgcego nabywcow i pobudzajgcego popyt.
Stanowi on istotne narzedzie konkurencji gospodarczej, srodkiem w zorien-
towanym na utatwienie wejscia na rynek i pozyskaniu licznego kregu odbior-
cow towardw i ustug. Nalezy zauwazyé, ze uregulowania prawne w tym za-
kresie dajg wyraz przekonaniu, ze okreslone rozwigzania prawne mogg stu-
zy¢ jako wazny instrument w kreowaniu polityki ekonomicznej, w tym szcze-
goblnie ochrony inwestycji i wspieraniu innowacyjnych rozwigzan.

Przedmiotem niniejszej pracy bedzie proba przedstawienia problematyki
ochrony znaku towarowego w Polsce, na czele z problematykg prawa
ochronnego na znak towarowy oraz roszczen z tytutu naruszen prawa
ochronnego na znak towarowy w prawie polskim na tle istniejgcych uregu-
lowan prawnych z uwzglednieniem w niezbednym zakresie dorobku orzecz-
nictwa i doktryny. Niewatpliwie zagadnienia zwigzane ze znakami towaro-
wymi nabierajg coraz wiekszego znaczenia. Rosngca pozycja znakéw towa-
rowych i praw ochronnych na podstawie ich rejestracji zacheca do podjecia
rozwazan na temat roszczen zwigzanych z naruszaniem prawa ochronnego
na znak towarowy w tle dokonywanej harmonizacji polskiego ustawodaw-
stwa z prawem miedzynarodowym. Podjecie przedstawionej tematyki uza-
sadnione jest nie tylko ze wzgledu na wysokg doniostos$¢ praktyczng i atrak-
cyjnosc teoretyczng, ale rowniez z uwagi na znaczacy walor spoteczny, po-
niewaz dotyka waznych interesow stron, zarowno przedsiebiorcow, jak
i konsumentéw jako podstawowych uczestnikdw obrotu gospodarczego.
Pojawienie sie miedzy nimi konfliktéw czesto w konsekwencji rodzi sprawy
0 naruszenie praw ochronnych na znak towarowy, co implikuje problem
wywazania intereséw stron, poniewaz jego skutkiem jest przyznanie jednej
ze stron konfliktu przyznanie w okolicznosciach danej sprawy przewagi. Po-
woduje to wiele trudnosci w sferze stosowania prawa i stanowi tym samym
spore wyzwanie dla judykatury. W zwigzku ze wspodtczesng dynamika zycia i
procesow globalizacji, nalezy zauwazyé, iz przyblizenie tematu roszczen wy-
nikajgcych z prawa ochronnego na znak towarowy jest nie tylko interesujgce,
lecz takze okazuje sie niezwykle wartosciowe dla rozwoju dalszej wspotpracy
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i rozwoju obrotu gospodarczego, takze na poziomie miedzynarodowym.
Mimo to w literaturze wcigz mato jest opracowan poswieconych zagadnieniu
roszczen wynikajgcych z naruszen prawa ochronnego na znak towarowy,
ktory powoduje przeciez tak wiele problemow na gruncie praktyki prawne;.

CHARAKTER PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Rozwazania nalezy zacza¢ od krétkiego przyblizenia pojecia znaku towa-
rowego jako przedmiotu prawa ochronnego. zgodnie z art. 120 p.w.p. [ Usta-
wa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci przemystowej.] znakiem towarowym
moze by¢ kazde oznaczenie, ktdre mozna przedstawi¢ w sposéb graficzny,
jezeli oznaczenie takie nadaje sie do odréznienia towardw jednego przedsie-
biorstwa od towardw innego przedsiebiorstwa. Trzeba wskazaé, ze znak to-
warowy zlicza sie do débr niematerialnych - a posrdd nich do typu oznaczen
odrdzniajgcych sie, wydzielonych ze wzgledu na funkcje oznaczenia pocho-
dzenia towaru. Znak pojmowany jest jako ucielesnienie wyobrazen klientéw
0 zwigzkach miedzy danym towarem i oznaczeniem [Prominska 1999, 42].
W literaturze polskiej uznaje sie, ze znak towarowy stanowi odbite w $wia-
domosci odbiorcy potgczeniem oznaczenia i towaru, ktory zawiera ogét in-
formacji oraz wyobrazen o towarze [Skubisz 1997, 15 i n.]. Umieszczenie
znaku na towarze powoduje ich integralnos$¢ oraz umozliwia petnienie przez
znak okreslonych funkcji. Podkreslenia wymaga, ze znak nie jest dobrem
niematerialnym o charakterze intelektualnym [Wtodarczyk 2001, 38-39].
Wybér oznaczenia przez przedsiebiorce pewnego symbolu do petnienia roli
identyfikujacej jego produktu nie jest aktem twdrczym, lecz ma wymiar je-
dynie funkcjonalny. Chociaz niekiedy forma przedstawienia znaku moze by¢
utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie oznacza to jednakze, ze cha-
rakter stworzonego utworu przedktada sie na znak towarowy w postaci do-
bra intelektualnego. Rozumiany w ten sposdb znak towarowy jest wartoscig
majgtkowg, ktéra wyraza sie w korzysciach wynikajgcych z uczestniczenia
znaku w obrocie.

Na znak towarowy udzielane jest prawa ochronne, ktdre jest wytgcznym
i bezwzglednym prawem podmiotowym o czasowej i terytorialnej skuteczno-
$ci, poddanym zasadzie specjalizacji, zgodnie z ktdrg ochrona okreslonego
znaku towarowego jest dana jedynie tym produktom lub ustugom, dla kté-

rych zostat znak zarejestrowany. Skutkiem uzyskania prawa ochronnego na
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znak towarowy jest mozno$¢ wytgcznego uzywania znaku towarowego
w sposob zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Polski [Szewc 2013,
100], co zgodne jest z art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochron-
nego nabywa sie prawo wytgcznego uzywania znaku towarowego w sposob
zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Polski. Przedmiotowe prawo
przystuguje uprawnionemu, czyli podmiotowi na rzecz ktérego zarejestro-
wana znak, a takze ten kto z jego woli lub mocy ustawy jest takze wtadny do
jego uzywania. Znaczenie pojecia ,uzywania” nie posiada legalnej definicji
w ustawie. Prawa uprawnionego z wyfacznego uzywania znaku zostaty wy-
mienione w sposob przyktadowy w art. 154 p.w.p. i tak uzywanie znaku to-
warowego polega w szczegdlnosci na: 1) umieszczaniu tego znaku na towa-
rach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu
i wprowadzaniu tych towardow do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz
sktadowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowa-
niu lub swiadczeniu ustug pod tym znakiem; 2) umieszczaniu znaku na do-
kumentach zwigzanych z wprowadzaniem towarow do obrotu lub zwigza-
nych ze $wiadczeniem ustug; 3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy. Zgod-
nie z orzeczeniem SN kazda z postaci uzywania znaku towarowego dotyczy
uzywania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga podejmowania
powtarzajgcych sie czynnosci w okreslonym zakresie oraz celu i wigze sie
z rozpoznawaniem znaku przez konsumentow [Wyrok Sgdu Najwyzszego
z dnia 17 lutego 2005 r., | CK 626/04.]. Zagadnienie uzywania jest szczegdlnie
istotne z uwagi na fakt, ze nieuzywanie znaku towarowego prowadzi do jego
wygasniecia. Niewatpliwie w celu nikniecia zarzutu nieuzywania, stosowanie
zarejestrowanego znaku winno by¢ nie tylko rzeczywiste, ale takze niedwu-
znaczne, zgodne z zasadg specjalizacji i wykonywane na terytorium Polski
[Prominska 1999, 71in.].

Godny uwagi jest fakt, ze prawo ochronne jako prawo bezwzgledne po-
siada charakter zakazowy [Skubisz 1997, 76]. Nie pozwala osobom trzecim
ingerowa¢ w zakres okreslonej prawnie wytgcznosci. Zatem na sfere przy-
znanych uprawnionemu uprawnien sktadajg sie elementy pozytywne
(uprawnienie do korzystania i czerpania korzysci ze znaku towarowego) oraz
negatywne (w postaci roszczen zakazowych przyznanych wobec oséb trze-
cich, ktére spetniajg przestanki naruszenia wymienione w art. 296 ust. 2
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p.w.p.) prawa ochronnego. Zakres podmiotowy, wobec ktdrego prawo jest
skuteczne, zakresla funkcja petniona przez znak towarowy, co jest konse-
kwencjg zasady specjalizacji. Prawo ochronne na znak towarowy obwigzuje
w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Na mocy art. 153 ust. 2 p.w.p. czas jego
trwania wynosi 10 lat od zgtoszenia w Urzedzie Patentowym, przy czym na
whniosek uprawnionego moze by¢ przedtuzane na kolejne dziesiecioletnie
okresy.

Nie budzi watpliwosci, pomimo iz jedynie uprawnionemu przystuguje
uprawnienie do wykorzystywania znaku (tzw. wytgcznosé prawa), skad wy-
ptywa jego uprzywilejowana pozycja wzgledem innych uczestnikéw obrotu
nie sg niczym nieograniczone. Albowiem zgodnie z art. 156 p.w.p. uprawnio-
ny nie moze osobom trzecim zakaza¢ uzywania w obrocie: ich adreséw oraz
nazwisk albo nazw lub innych oznaczen indywidualizujgcych danego przed-
siebiorce lub jego przedsiebiorstwo; 2) oznaczen wskazujgcych w szczegél-
nosci na cechy i charakterystyke towardw, ich rodzaj, ilos¢, jakosé, przezna-
czenie, pochodzenie czy date wytworzenia lub okres przydatnosci; 3) zareje-
strowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to konieczne
dla wskazania przeznaczenia towaru, zwtaszcza gdy chodzi o oferowane cze-
Sci zamienne, akcesoria lub ustugi; 4) zarejestrowanego oznaczenia geogra-
ficznego, jezeli prawo do jego uzywania przez te osoby wynika z innych prze-
pisdw ustawy. Niemniej jednak wszystkie wymienione przypadki winny by¢
usprawiedliwione potrzebami uzywajgcego, a takze nabywcow. Jednoczesnie
powinny pozostawac w zgodzie z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu
i ustugach.

Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo majatkowe i zbywalne
(art. 162 ust. 1 p.w.p.) stanowi sktadnik mienia (art. 44 k.c.) [Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny]. Niewatpliwie na podstawie art. 55
pkt 5 k.c., podobnie jak inne prawa witasnosci przemystowej, czescig sktado-
wa przedsiebiorstwa w znaczeniu przedmiotowym. Majagtkowy charakter
prawa ochronnego na znak towarowy nie budzi obecnie zadnych watpliwo-
$ci. Za takim stanowiskiem przemawia obok zbywalnosci okolicznos¢, ze pod-
stawowa funkcja znaku towarowego odnosi sie bezposrednio do odrdzniania
towardw z uwagi na kryterium ich pochodzenia, nie zas ze wzgledu na indy-
widualizacje osoby uprawnionego. Z powyzszego wynika, ze funkcja ta stuzy
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bezposrednio realizacji interesdw majgtkowych uprawnionego [Kostanski,
Zelechowski 2014, 341].

NARUSZENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Problematyka naruszenia prawa ochronnego jest jedng z najwazniejszych
i najszerzej komentowanych zagadnien z zakresu prawa znakéw towaro-
wych. Podstawowym przepisem regulujgcym problem naruszania prawa
ochronnego jest art. 296 p.w.p., ktéry wdraza w polskim ustawodawstwie
art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.]. Niewatpliwie nie do
przecenienia jest  znaczenie orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci
w Strasburgu dla wyktadni tejze dyrektywy, a takze wdrazajgcych jg w zycie
przepisow krajowych. Tres¢ oraz struktura przywotanych wyzej przepiséw
pozwalajg sformutowacé ogdlne przestanki naruszenia prawa ochronnego,
ktore stanowic¢ bedg niezbedny warunek do kazdej z szczegdtowych postaci
naruszen uregulowanych w omawianych przepisach. W ten sposéb do tej
grupy przestanek zaliczy¢ nalezy: uzywanie oznaczenia w obrocie gospodar-
czym, uzywanie oznaczenia w odniesieniu do towardw i ustug, uzywanie
oznaczenia w charakterze znaku towarowego, a takze bezprawnos¢ uzywa-
nia oznaczenia [Kostanski, Zelechowski 2014, 353-354]. Obecnie obowigzujgce
uregulowanie wyrdznia trzy rodzaje naruszenia prawa ochronnego.

Pierwszy typ stanowi naruszenie dotyczace uzycia znaku identycznego do
zrejestrowanego znaku towarowego odnosnie do towardw identycznych
(tzw. podwdjna identycznos$¢ — art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w. p. wdrazajgcy art. 5
ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95). Powyzsze dziatanie nieuprawnionego sta-
nowi naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia towaru, czesto réwniez
nazywane reprodukcjg. Reprodukcja jest to wierne odwzorowanie znaku
pierwotnego i uzywanie go dla takich samych towardw, jak zostato wskazane
w rejestrze. W rozpatrywanym przypadku o naruszeniu prawa do znaku to-
warowego decyduje tylko bezprawnosé uzywaniu znaku. Nie jest wymagane
tu udowodnienia ryzyka pomytki, albowiem nie tylko jej ryzyko, ale takze
wystgpienie jest przesgdzone. Ochrona uprawnionego do znaku towarowego
musi by¢ bezwzgledna i dlatego przestanke naruszenia stanowi jedynie bez-
prawnos$¢ uzywania cudzego znaku.
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Drugim rodzajem naruszenia zwigzanym z uzyciem mamy do czynienia
w przypadku braku podwadjnej identycznosci naruszenia zwigzanego z zasto-
sowaniem znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego odnoszgcego sie do towardow identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad (art. 296 ust. 2 pkt 2
p.w.p. wdrazajgcy art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95). Omawiany przypa-
dek zwany imitacjg stanowi nasladownictwo zabronione z powodu ryzyka
pomytki. Moze ono powsta¢ w sytuacji, gdy osoba trzecia uzywa wiernie
odtworzonego znaku oryginalnego w stosunku do towardéw jedynie podob-
nych do zarejestrowanych, a takze gdy zmodyfikowana posta¢ znaku orygi-
nalnego ma na celu oznaczanie towardw jednakowych jak zarejestrowane
lub podobnych. We wszystkich wskazanych sytuacjach wymaga sie udowod-
nienia oprdécz bezprawnosci rowniez ryzyka pomytki co do pochodzenia to-
waru.

Kolejna forma naruszenia zwigzana jest z uzywaniem identycznego lub
podobnego znaku do renomowanego znaku towarowego zrejestrowanego
dla jakichkolwiek towardw, jezeli takie korzystanie moze przysporzy¢ uzywa-
jacemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe w stosunku do odrézniajgcego
sie charakteru badz renomy znaku wczesniej zarejestrowanego (art. 296 ust.
2 pkt 3 p.w.p. wdrazajacy art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95) [Kostanski,
Zelechowski 2014, 353-354]. W tym miejscu nalezy wyjasni¢, ze renomowa-
ny znak towarowy stanowi znak towarowy, ktéry jest znany duzej czesci od-
biorcéw towardw i ustug, a takze posiada site atrakcyjng przyciggania oraz
wartos¢ reklamowg pochodzgcy z utrwalonego w $wiadomosci odbiorcéow
przekonania o pozytywnych cechach towaru nim opatrzonego. W orzecznic-
twie przyjmuje sie, ze renoma znaku towarowego powstaje w wyniku dtugo-
trwatego uzywania znaku, a takze intensywnej promocji i utrwalenia u od-
biorcéw przekonania o dobrej jakosci towardw nim oznaczonych [Wyrok
Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. akt | ACa
1001/12]. Niewatpliwie ustawowa regulacja wzmocnita prawng ochrone
znakow okrytych renomg, co wyraza sie chociazby w ustanowieniu samo-
dzielnej podstawy ochrony przekraczajgcej granice podobienstwa i w szero-
kim rozumieniu potencjalnego ryzyka btedu odnosnie pochodzenia towarow
[Piotrowska 2001, 154 i n.]. Przestanki tej ochrony sg regulowane przy po-
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mocy poje¢ nieostrych i do ich interpretacji nalezy sie odwotywaé¢ do
brzmienia art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/05, ktéry byt wzorem dla rozpatry-
wanego przepisu. Pierwsza przestanka, ktdra zostata expressis verbis wyra-
zona w art. 296 ust. 2 pkt 3, a ktéra wystepuje w dyrektywie, stanowi nie-
usprawiedliwione uzycie znaku odnos$nie oznaczania nim towaréw niepo-
dobnych. Uzywajgcy nie moze wskazaé dla swego postepowania dowodu,
ktory jest stuszny z punktu widzenia interesu wtasnego, kupujgcego albo
innego godnego ochrony [Piotrowska 1999, 73]. Druga przestanka taczy sie
ze skutkami nieusprawiedliwionego uzycia, co moze powodowac osiggniecie
przez naruszajgcego nienaleznej korzysci lub szkodliwo$é dla renomy albo
odrdzniajgcego sie charakteru znaku. Nadto uzywanie cudzego renomowa-
nego znaku towarowego pozbawia bgdz ogranicza.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w omawianych przypadkach w razie szkodli-
wosci dla renomy znaku istnieje ryzyko pozbawienia uprawnionego korzysci
wynikajgcych z wartosci znaku lub ich zmniejszenia. Nadto uzywanie cudzego
znaku renomowanego powoduje pozbawienie lub ograniczenie swobody
uprawnionego przy podejmowaniu decyzji co do uzywania przystugujgcego
mu prawa. Naruszajacy eksploatuje znak bez odpowiedniego wynagrodzenia,
odnoszac jednoczesnie wymierne korzysci. Podkresli¢ trzeba, ze wymienione
skutki mogg wystgpic tgcznie, ale aby mozna byto méwic o szkodliwosci, wy-
starczy wystgpienie jednej z nich.

RODZAJE ROSZCZEN WYNIKAJACYCH Z NARUSZEN PRAWA NA ZNAK TOWAROWY

W niniejszej pracy roszczenia z tytutu naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy rozpatrywane bedg w ramach $rodkéw cywilnoprawnych,
ktore niewatpliwie zajmujg centralng pozycje wsrdd instrumentéw sgdowej
ochrony prawnej. Niemniej wspomniec trzeba, ze istniejg jeszcze inne na-
rzedzia stuzace do wyciggniecia konsekwencji z tytutu naruszenia prawa
ochronnego, mianowicie chodzi tu o $rodki o charakterze administracyjnym
i karnym. Zgodnie z art. 74 p.w.p. Srodkami administracyjnymi jest mozliwos¢
domagania sie przez uprawnionego odrzucenia zgtoszenia dokonanego przez
podmiot nieuprawniony lub udzielenie prawa wytagcznego na podmiot
uprawniony [Jasinska 2010, 87]. Natomiast odpowiedzialnos¢ karna na mocy
art. 305 p.w.p. przewiduje kare grzywny , ograniczenia wolnosci albo pozba-
wienia wolnosci do 2 lat w przypadku oznaczania towardéw podrobionym,
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zarejestrowanym znakiem towarowym, ktérego sprawca nie ma prawa uzy-
waé, majac przy tym na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego towa-
row lub w przypadku obrotu towarami z uzyciem takich znakdéw [Baron-
Wiaterek, Horosz, Szewc, 2013, 111-112]. Dodatkowo na podstawie art. 306
p.w.p. sgd moze orzec przepadek na rzecz Skarbu Panstwa materiatéw i na-
rzedzi, jak réwniez srodkow technicznych, ktére stuzyty lub byty przeznaczo-
ne do popetnienia przestepstwa.

Wspomnie¢ w tym miejscu wypada jeszcze, ze w ramach $rodkéw cywil-
noprawnych uprawnionemu przystugujg powddztwa ustalajgce (art. 284 pkt
2,6,8i12 p.w.p.), a takze $rodki o charakterze zabezpieczajgcym zawarte
w art. 286 p.w.p. Odpowiedzialno$¢ cywilna za naruszenie prawa posiada
charakter obiektywny. Konsekwencjg tego, ze przestanka ich zastosowania
jest bezprawnos¢ zagrozenia lub naruszenia dobr uprawnionego, bezpraw-
no$¢ wkroczenia sprawcy w sfere dziatania zastrzezong dla uprawnionego
zostata uksztattowana na zasadzie stusznosci, a takze w pewnym sensie ryzy-
ka. Odnosnie stusznosci chodzi przede wszystkim o to, by sprawca nie boga-
cit sie, uzywajac cudzego prawa, natomiast element ryzyka wigze sie z pro-
wadzeniem dziatalnosci gospodarczej, w ktérg wpisana jest mozliwos¢ ewen-
tualnych naruszen. Wspomnieé nalezy, ze bezprawnos$é wytacza dziatanie
w ramach porzadku prawnego, zgoda pokrzywdzonego, wykonywanie prawa
podmiotowego, a takze dziatanie w obronie uzasadnionego interesu. W kwe-
stii odpowiedzialnosci jedynie obowigzek naprawienia szkody stanowi wyja-
tek, gdyz opiera sie na zasadzie winy, co wynika z odwotania sie ustawodaw-
cy do ogdlnych zasad prawa cywilnego [Szewc 2003, 25-26].

Na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. w sytuacji naruszania prawa ochron-
nego przyznano uprawnionemu $rodki ochrony ktére mozna kumulowad.
Realizacja ochrony moze nastepowac przy pomocy srodkow majgtkowych
i niemajatkowych. Roszczenia niemajgtkowe stanowig roszczenie o zanie-
chanie naruszenia, o usuniecie skutkdw naruszenia, a takze zgdanie ogtosze-
nia w prasie stosownego osSwiadczenia. Do roszczern majgtkowych mozna
zaliczy¢ roszczenie o bezpodstawnie uzyskane korzysci oraz roszczenie
0 naprawienie szkody.

Przede wszystkim jednak podmiotowi uprawnionemu z prawa ochronne-
go na znak towarowy lub osobie, ktérej ustawa na to zezwala, przystuguje
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roszczenie prewencyjne w postaci zadania zaprzestania dziatan grozgcych
naruszeniem prawa ochronnego. Omawiany $rodek znajduje swoje umoco-
wanie w art. 285 p.w.p., bedgcym odpowiednikiem uprawnienia kazdej oso-
by fizycznej do zgdania zaniechania dziatan grozacych jej dobrom osobistym
(art. 24 § 1 k.c.). Roszczenie prewencyjne ma zadanie zabezpieczenie upraw-
nionego przed naruszeniem jego prawa o charakterze wytgcznym. Trzeba
zwréci¢ uwage, ze przystuguje ex ante — przed naruszeniem i ewentualng
wyniktg z tego tytutu szkoda. Ustanowione roszczenie polega na mozliwosci
domagania sie od innego podmiotu okreslonego zachowania wyrazajgcego
sie w zaniechaniu. Istotne jest, ze nie mozna z niego wywodzi¢ moznosci
domagania sie zachowania polegajgcego na czynieniu, co sprawia, ze rosz-
czenie ex necessitate ma charakter niemajgtkowy i nie podlega przedawnie-
niu.

Roszczenie o zaniechanie ma na celu usuniecie stanu rzeczy niezgodnego
Z prawem naruszajacego interes uprawnionego z prawa wytgcznego. Rosz-
czenie to przystuguje ex post — po jego naruszeniu, a wyraza sie W moznosci
domagania sie od sprawcy zaprzestania dziatan naruszajgcych prawo
ochronne. Dla wystgpienia z tym roszczeniem wymaga sie, zeby prawo zosta-
to naruszone, a ciezar tego dowodu obcigza¢ bedzie na podmiocie prawa-
powodzie. Nadto naruszenie musi trwa¢ w momencie wystgpienia zgtosze-
nia zadania lub zachodzi grozba jego repetycji [Szewc 2003, 183-184].
W przypadku ustania naruszen i gdy nie zachodzi realne niebezpieczenstwo
ich powtdrzenia roszczenie nie przystuguje [Skubisz 1997, 188-189].

Kolejnym $rodkiem ochrony jest roszczenie o usuniecie skutkéw narusze-
nia prawa wytgcznego przewidziane w art. 287 ust. 1 p.w.p. Wymieniony
srodek charakteryzuje sie tym, ze wystgpi¢ z nim wolno jedynie w okresie
prawa,, ktére nakazywatoby usuniecie skutkéw naruszen, moze odnosic sie,
jak réwniez podlegac¢ zaspokojeniu tylko w tym okresie. Wskazac¢ nalezy, ze
naruszenie prawa wytgcznego przybiera rézne formy. Moze to by¢ zaréwno
szkoda majatkowa, jak i niemajgtkowa, np. w postaci naruszenia reputacji
przedsiebiorstwa, moze nawet przybra¢ postacé krzywdy moralnej wyrazaja-
cej sie w naruszeniu dobr osobistych, ktore wynikajg z wiezi emocjonalnej
uprawnionego w stosunku do prowadzonego przedsiebiorstwa. Skutki te
mogg pojawia¢ sie zaréwno na ptaszczyznie prawnej jak i ekonomiczne;j.
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Z catg pewnoscig uprawniony jest wtadny Zzgdania usuniecia tych skutkow,
ktore naruszajgcych jego prawo, ktore sg bezposrednimi, normalnymi i wy-
fgcznymi nastepstwami naruszenia powstatymi po jego stronie. Mozliwos¢
i wybor odpowiedniego usuniecia skutkdéw naruszenia zaleze¢ bedzie od
oceny w Swietle indywidualnych okolicznosci konkretnej sprawy. Na gruncie
praktyki najczesciej mozna sie spotkac ze sposobami usuniecia skutkéw na-
ruszenia w postaci zobowigzania naruszyciela do ogtoszenia stosownego
o$wiadczenia, a takze orzeczenia o bezprawnie oznaczonych towarach
i Srodkach uzytych do ich oznaczenia [Szewc 2003, 185-186].

Zadanie ogfoszenia w prasie stosownego o$wiadczenia jest typowym
Srodkiem stuzgcym ochronie débr osobistych, oczywiscie wykorzystywany
jest réwniez do ochrony znakéw towarowych. Gtéwng funkcjg tego $rodka
jest usuniecie skutkdw naruszenia prawa ochronnego w postaci przywroce-
nie dobrego imienia uprawnionego. Wykorzystanie tego srodka jest nieza-
lezne od tego, czy dziatanie naruszajgce miato charakter zawiniony. Przyjmu-
je sie, ze uprawnionemu przystuguje prawo wyboru $rodka masowego prze-
kazu, w ktérym zostanie opublikowane stosowne oswiadczenie i co nie budzi
zadnych watpliwosci sprawce naruszenia obcigzajg koszty publikacji. Jednak-
ze na gruncie praktyki wybor dokonany przez uprawnionego jest tylko wigza-
cy czesciowo.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci wolno zaliczy¢
do roszczen typu represyjnego albo penalno- kompensacyjnego. Mimo ist-
nienia roznych stanowisk [Zob. Szewc 2003, 188] przyjmuje sie , ze nalezy je
traktowac jako roszczenie z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia i wymagac
udowodnienia zwigzku miedzy zubozeniem uprawnionego, a wzbogaceniem
naruszyciela jego prawa ochronnego [Koczanowski 1976, 119]. Zwrot ,bez-
podstawne” nalezy rozumiec jedynie jako synonim okreslenia, ze korzysci
zostaty przez naruszajgcego uzyskane bez podstawy prawnej, bez konieczno-
$ci wystgpienia przesunie¢ majgtkowych miedzy majgtkami uprawnionego
i naruszyciela. Nalezy wskazaé, ze przy wystgpieniu zubozenia uprawnionego
nie jest wykluczone, ze moégt on ponies¢ szkode. Zgodnie z wyktadnig jezy-
kowa nalezy przyjaé, ze korzysci, ktérych wydania domaga sie uprawniony
stanowig korzysci majgtkowe. Ich wysokos¢ winna by¢ ustalana na zasadach
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okreslania wysokosci szkody w roszczeniu odszkodowawczym [Szewc 2003,
190-192].

Roszczenie o naprawienie szkody to srodek o charakterze $cisle kompen-
sacyjnym poddany ogdlnym zasadom odpowiedzialnosci. W zwigzku z po-
wyzszym dochodzenie prawa odbywa sie zgodnie z zasadami prawa cywilne-
go. Odestanie do zasad ogdlnych rozumie¢ trzeba jako odestanie do wszyst-
kich przepiséw k.c., ktére regulujg problem naprawienia szkody, a zatem
bedg to ar .361 k.c. i art. 415 i nastepne k.c. [Prominiska 1998, 90]. Majac na
uwadze charakter prawa ochronnego, srodek ten stanowi roszczenie o na-
prawienie szkody majatkowej [Zelechowski 2004, 36 i n.], za$ jego trescig jest
jedynie zgdanie naprawienia szkody w postaci zaptaty odpowiedniej sumy
pienieznej. Zgodnie z art. 415 k.c. do powstania odpowiedzialnosci odszko-
dowawczej naruszyciela prawa wymagane jest spetnienie kazdej z przestanek
w nim przewidzianej, a mianowicie szkody, winy oraz zwigzku miedzy naru-
szeniem a szkoda.

W miejscu tym nalezy wspomnie¢ o dodatkowej mozliwosci ochrony
znaku towarowego, jakie dajg przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.], odnos$nie naruszenia art. 5 dotyczacy
oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do
jego tozsamosci i art. 10 odnoszacy sie do oznaczenia towardw lub ustug
albo jego braku, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do pochodzenia
towardéw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére umozliwiaja
sposobnosé wytoczenia dodatkowo zgdania usuniecia skutkdow naruszenia
oraz roszczenia o ztozenia stosownego oswiadczenia (art. 18).

Na koniec trzeba stwierdzi¢, ze czynnie legitymowanym w procesie o na-
ruszenie prawa ochronnego jest uprawniony lub wspdtuprawniony, jak row-
niez kazdy, kto jest ujawniony w rejestrze jako uprawniony do uzywania zna-
ku, w tym osoby, na ktorych rzecz ustanowiono zastaw, uzytkowanie na
prawie ochronnym i licencjobiorca z licencji wytgcznej wpisanej do rejestru,
chyba ze umowa licencyjna stanowi inaczej. Omowione roszczenia wolno
podnies¢ przeciwko podmiotom naruszajgcym prawo ochronne w sposob
zgodny z przestankami zawartymi w art. 296 ust. 2 p.w.p. Nalezy takze
wspomnieé, ze roszczenia z tytutu naruszenia prawa ochronnego na znak
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towarowy przedawniajg sie z uptywem 3 lat od dnia powziecia przez upraw-
nionego wiadomosci o naruszeniu i o naruszycielu. Natomiast przedawnienie
nastepuje w kazdym przypadku z uptywem lat 5 od dnia, w ktérym narusze-
nie nastgpito (art. 289 w zw. art. 298 p.w.p.). Istotne jest, ze termin
przedawnienia rozpoczyna bieg dopiero w momencie, gdy uprawniony po-
siadt wiedze w zakresie obu okolicznosci (zarowno podmiotowej jak i przed-
miotowej). W pozostatym zakresie przedawnienie podlega rezimowi praw-
nemu zawartemu w przepisach art. 117-125 k.c.

ZAKONCZENIE

Obowigzujacy obecnie model ochrony znakéw towarowych uwzglednia
najnowsze tendencje wyznaczajgce kierunki przysztego rozwoju prawa na
dobrach niematerialnych. W gtéwnej mierze chodzi tu o ocene relacji miedzy
funkcjg znaku towarowego, polegajgcg na wskazywaniu pochodzenia towa-
row z jednej strony, a potrzebe ochrony konsumenta na rynku masowych
towardw i ustug z drugiej. W zwigzku z silnie ugruntowang pozycja znakdéw
towarowych w obrocie gospodarczym ustawodawca musi by¢ szczegdlnie
uwazny na przemiany dokonujgce sie na gruncie praktyki prawnej i podej-
mowac dziatania niezbedne, aby prawo nadgzato za dynamicznym rozwojem
stosunkow spotecznych i gospodarczych. Obowigzujgce obecnie prawo daje
szanse na powstanie efektywnego systemu ochrony znakdéw towarowych.
Nalezy zauwazy¢, ze ochrona prawna znaku towarowego to problem nie
tylko prawa krajowego, ale takze prawa miedzynarodowego. Kwestia ta na-
biera duzego znaczenia szczegdlnie ze wzgledu na wspodtczesng dynamika
zycia i proceséw globalizacji. Wydatng pomoc w prowadzeniu dziatalnosci
uwzgledniajgcej obrét miedzynarodowy stanowi art. 1 Rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., zgodnie z ktéorym w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego mozliwe jest zarejestrowanie prawa
ochronnego na znak towarowy, ktére wywotuje skutki prawne na terytorium
catej Unii Europejskiej [Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26
lutego 2009 r.]. Podkresli¢ nalezy, ze podmiot prawa ochronnego na znak
towarowy nie jest wtadny w sposéb catkowity ustrzec sie przed naruszeniem
znakow towarowych przez osoby trzecie, jednakze ustawowe uregulowania
przyznajg odpowiednie srodki prawne ktore umozliwiajg dochodzenie rosz-
czen w przypadku ewentualnych naruszen. Kluczowg role w tej dziedzinie

305



Wybrane zagadnienia ochrony znaku towarowego w prawie polskim

moze odnies¢ swiadomos¢ wtasnych praw i obowigzkdéw przejawiajgce sie
odpowiednim zabezpieczeniem kwestii zwigzanych z wykorzystaniem zna-
kow towarowych poprzez dokonanie rejestracji znaku towarowego w Urze-
dzie Patentowym.
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